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Kennzeichenrecht: Entscheide

SPORTS (fig.) / zoo sport

Rechtserhaltender
Gebrauch trotz
Weglassung von
Markenelementen

BVGer vom 21.1.2015
(B-461/2013)

Widerspruchsmarke:

S 1Y¥40ds

SPORTS

Angegriffene Marke:

2C0 sport

(fig.)

Die Verwendung der Widerspruchsmarke "Sports (fig.)" (vgl.
Abbildung) unter Weglassung der beiden Wortelemente
"Sports" ist als rechtserhaltend zu qualifizieren. Entschei-
dend ist, dass die Wortelemente "Sports" im Zusammen-
hang mit Bekleidung (Klasse 25) generisch sind und der
zentrale Mittelteil der Marke, der keinen fir den relevanten
Durchschnittskonsumenten erkennbaren Sinngehalt auf-
weist, im Vordergrund steht: "(...) bien qu'il apparaisse deux
fois, I'élément 'SPORTS' est de taille réduite par rapport a
I'élément central de la marque opposante et doit donc étre
qualifié¢ de secondaire. En effet, du fait de sa police de ca-
ractéres banale, il passe relativement inapercu par rapport a
I'élément central — non descriptif — de la marque opposante,
dont le graphisme original en fait I'élément qui domine I'im-
pression d'ensemble qui se dégage de la marque."”

Auch ausschliesslich in englischer Sprache verfasste Wa-
renkataloge kdnnen geeignet sein, einen Markengebrauch
in der Schweiz aufzuzeigen: "Le simple fait que les cata-
logues soient en anglais ne saurait signifier qu'ils ne sont
pas destinés au public suisse ou qu'ils ne sont pas distri-
bués en Suisse. Vu limportance que prend l'anglais en
Suisse, qui plus est dans un domaine tel que le sport, il doit
étre retenu que le consommateur moyen est tout a fait ca-
pable de comprendre I'essentiel des informations contenues
dans ces catalogues, ce d'autant que les produits y sont
trés richement illustrés."

Zwischen den sich gegeniuberstehenden Marken besteht,
auch insoweit als gleichartige oder identische Waren (Klas-
sen 18 und 25) betroffen sind, keine Verwechslungsgefahr.
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OSCAR

Markenverletzende
TV-Sendung

HGer ZH vom 5.12.2014
(HG060392-0)

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Veran-
stalterin der weltberiihmten "OSCAR"-Preisverleihung und
Inhaberin der Marke OSCAR, klagte vor dem Zircher Han-
delsgericht gegen den italienischen Fernsehsender RAI auf
Unterlassung. Sie brachte vor, RAI verstosse durch die
Ausstrahlung (bzw. das Ausstrahlenlassen) der Fernsehun-
terhaltungsshows "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della
Moda" sowie "Oscar TV", in welchen Preise in der Wein-,
Mode- und Fernsehbranche verliehen werden, sowohl ge-
gen Marken- als auch Lauterkeitsrecht. Das Handelsgericht
bejaht eine Markenverletzung.

Ein dreijahriges Zuwarten mit der Einreichung der Klage
fuhrt in casu nicht zu einer Verwirkung, "zumal es sich vor-
liegend um nur einmal jahrlich ausgestrahlte Fernsehsen-
dungen handelt".

Durch die Ausstrahlung der Oscar-Preisverleihung in die
Schweiz und die Berichterstattung in den Schweizer Medien
ist der Gebrauch der Marke OSCAR nachgewiesen: "Da-
rauf, dass die Veranstaltung selber nicht in der Schweiz
stattfindet, kommt es namlich nicht an.”

Der Begriff OSCAR ist nicht zum Freizeichen degeneriert,
da er "notorischerweise kein Synonym fir 'Preisverleihung’,
'‘Auszeichnung' oder 'Preis' darstellt".

OSCAR ist im Zusammenhang mit Unterhaltungsdienstleis-
tungen (Klasse 41) keine schwache Marke, zumal die "Os-
cars" vom Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar mit den
verliehenen Filmpreisen der Klagerin in Verbindung ge-
bracht werden.

Zwischen der Marke OSCAR und den Titeln der streitge-
genstandlichen TV-Sendungen besteht Verwechslungsge-
fahr, zumal es sich bei den Zuséatzen "del Vino", "La Kore
[...] della Moda" und "TV" um offensichtliche Sachbezeich-
nungen fur Wein, Mode und Fernsehen handelt.

RAI steht, auch fir den Fall, dass gewisse Sendungen des
Senders bereits in den 60er Jahren in der Schweiz hatten
empfangen werden konnen, kein Weiterbenitzungsrecht
zu. Allgemein besteht namlich keine hinreichende schweize-
rische Marktprasenz, wenn Dienstleistungen (hier TV-
Sendungen) in mehr zufélliger als kontrollierter Weise dem
Schweizer Publikum zugéanglich gemacht werden. Aus ei-
nem rein "sendetechnischen Spill-over”, d.h. aus der Tatsa-
che allein, dass eine friher nur in Italien ausgestrahlte Sen-
dung auch in Teilen des Tessins empfangen werden konn-
te, kann nicht die Absicht eines Gebrauchs in der Schweiz
abgeleitet werden.
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COS (fig.)

Fehlende
Irreflhrungsgefahr

BVGer vom 2.3.2015
(B-3149/2014)

Nicht rechtskraftig!

~AL
e

Das IGE wies die fur Waren der Klassen 14, 18, 25 und 35
hinterlegte Marke "COS (fig.)" zurtick, da es sich bei COS
um eine franzosische und englische Bezeichnung fir die
griechische Ferieninsel Kos handle. Das Bundesverwal-
tungsgericht lasst die Eintragung zu. Bei COS handelt es
sich zwar um eine von mehreren Schreibweisen fur die Insel
Kos, welche als bekannte Ferieninsel einem bedeutenden
Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Gleich-
zeitig besitzt die Buchstabenfolge COS aber mehrere Sinn-
gehalte, von denen die Bedeutung Kosinus bei der Konsul-
tation von Wérterbtichern im Vordergrund steht. Von Bedeu-
tung ist auch, dass mit der streitgegenstandlichen Marke
(welche H&M gehort) in der Schweiz Millionenumsétze er-
zielt werden. Die Marke kann entsprechend eine gewisse
Bekanntheit fur sich in Anspruch nehmen.

"Vorliegend ist es nicht ein einzelner Sinngehalt, welcher
die geografische Bedeutung dominiert; vielmehr liegt eine
Kombination aus mehreren anderen Sinngehalten sowie
weiteren Umstanden vor, welche die geografische Bedeu-
tung in den Hintergrund riicken lassen: Die Mehrzahl der
Konsumenten erkennt in COS (fig.) im vorliegend relevan-
ten Kontext ein Akronym oder schlicht ein Fantasiezeichen
in Form von einzelnen Buchstaben, welches eine Mode-
marke kennzeichnen soll. Dies gilt umso mehr, als COS im
Allgemeinen ein haufig verwendetes Akronym ist. Selbst
wenn einzelne Konsumenten in COS mehr als ein Akronym
erblicken sollten, so Uberlagert ein weiterer starker Sinnge-
halts des Zeichens die geografische Bedeutung. Die Abkur-
zung fur Kosinus wird konstant in Klein- oder Grossbuch-
staben, d.h. cos oder COS geschrieben. (...) Dass Kos als
Badeferieninsel ohne nennenswerte Industrie bekannt ist,
genugt zwar nicht als eigenstéandiger Ausnahmetatbestand
gemass der Yukon-Rechtsprechung. Dennoch lasst dies ei-
ne Herkunft der Waren und Dienstleistungen von der grie-
chischen Insel in den Augen der massgeblichen Verkehrs-
kreise als unwahrscheinlich erscheinen, was das Fehlen ei-
ner Irrefhrungsgefahr weiter bekraftigt. Darlber hinaus ist
das Zeichen in franzésischsprachigen Landern geschiitzt
und wird dort offensichtlich nicht als geografischer Her-
kunftshinweis wahrgenommen. All diese Umstande flhren
insgesamt dazu, dass das Zeichen von der grossen Mehr-
zahl der Durchschnittsabnehmer in Verbindung mit den be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als Hinweis
auf die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen wahrgenommen wird."
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s skins (fig.) / Skin Compression

Fehlende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 26.1.2015
(B-5117/2013)

Widerspruchsmarke:

Ss<ins

Gemass dem Bundesverwaltungsgericht besteht zwischen
den Marken "s skins (fig.)" und "Skin Compression" auch in
Bezug auf identische und gleichartige Waren der Klasse 25
keine Verwechslungsgefahr. Das IGE hatte vorinstanzlich
(wo der Streitgegenstand noch andere Fragen umfasste)
das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bejaht.

Schriftbildlich wird in beiden Marken die Buchstabenfolge
"S-K-I-N" erkannt. Auch semantisch sind die Marken ahn-
lich. Der Widerspruchsmarke kommt jedoch eine schwache
Kennzeichnungskraft zu, da "skin" auf enge, besonders
hautanliegende Bekleidung bzw. die Haut schiitzende Be-
kleidung hinweist. Dartiber hinaus ist die Verwechslungsge-
fahr auch allein aufgrund der den Gesamteindruck pragen-
den Grafik der Widerspruchsmarke auszuschliessen.

Von Roll Water

Vertragsauslegung

BGer vom 17.2.2015
(4A _553/2014)

Ruckweisung an die Vorinstanz.

Wird beim Verkauf eines Unternehmens unter anderem
festgehalten, dass das verkaufte Unternehmen und seine
Tochter weiterhin Kennzeichen verwenden durfen, die sich
"gehdorig" von gewissen aufgelisteten Kennzeichen unter-
scheiden, so ist, wenn es im Streitfall darum geht zu ent-
scheiden, ob sich gewisse Kennzeichen tatsachlich "gehorig
unterscheiden”, vorerst zu schauen, ob sich im Kaufvertrag
gewisse Regeln finden. Lasst der Kaufvertrag gewisse Fra-
gen jedoch offen, so hat sich die Vertragsauslegung an den
allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatzen zu orien-
tieren: Somit sind Wortklang, Schriftbild und Sinngehalt der
sich gegenuberstehenden Zeichen zu beurteilen.

THINK / THINK OUTDOORS; THINK WEINBRENNER

Nachtrag und Ergénzung
zu INGRES NEWS 3/2015

BGer vom 4.12.2014
(4A_330/2014)

Ruckweisung an die Vorinstanz.

Als Nachtrag zum Bericht Gber den Entscheid THINK /
THINK OUTDOORS; THINK WEINBRENNER in INGRES
NEWS 3/2015, 2, ist festzuhalten, dass das Bundesgericht
den Fall u.a. zur lauterkeitsrechtlichen Beurteilung an die
Vorinstanz, das Handelsgericht Aargau, zuriickgewiesen
hat. Der Fall ist somit noch hangig.
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Kartellrecht: Entscheide

Potenzmittel

Restriktiver
Geltungsbereich von
KG 3

BGer vom 28.1.2015
(2C_73/2014; 2C_75/2014;
2C_77/2014; 2C_79/2014;
2C_80/2014)

Ruckweisung an die Vorinstanz.

Im November 2009 sanktionierte die WEKO diverse Phar-
maunternehmen mit einer Busse in Millionenhdhe. Den Un-
ternehmen wurde vorgeworfen, eine unzulédssige Wettbe-
werbsabrede getroffen zu haben, in dem sie die Preise der
Potenzmittel Cialis, Levitra und Viagra in Form von unver-
bindlichen Preisempfehlungen festgelegt hétten, was sich
bei den Apotheken und selbstdispensierenden Arzten — we-
gen der gleichgerichteten Interessen — wie ein Festpreis
ausgewirkt hatte. Die Sanktionsverfiigung wurde vom Bun-
desverwaltungsgericht mit der Begrindung aufgehoben,
das Kartellgesetz sei nicht anwendbar, weil bei verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten kein Wettbewerb herrsche.
Das mit der Beschwerde befasste Bundesgericht heisst die
Beschwerde gut und weist die Sache zur neuen Beurteilung
an das Bundesverwaltungsgericht zurick.

Die Bestimmung von KG 3, welche wettbewerbsausschlies-
sende Normen vorbehalt, ist restriktiv auszulegen.

Im Rahmen von KG 3 ist methodisch "zunachst zu prifen,
ob neben dem KG Vorschriften fur einen bestimmten Markt
fur bestimmte Waren oder Leistungen vorliegen und ob der
Sinn dieser Normen Wettbewerb nicht zulasst. Wenn dies
zutrifft, ist zu evaluieren, ob die konkrete Ware bzw. Leis-
tung Uberhaupt unter diese Vorschrift fallt (z.B. stellt die Wa-
re ein Heilmittel dar, wenn die vorbehaltene Vorschrift eine
heilmittelwettbewerbsrechtliche Vorschrift ware). Es ist in-
dessen nicht zu prufen, ob die konkrete Handlung mit einer
bestimmten Ware in der konkreten Marktsituation Wettbe-
werb ausschliesst; dies ist Gegenstand des 2. Kapitels des
KG (KG 5 ff.). Sofern der Sinn der neben dem KG anwend-
baren Norm nicht wettbewerbsrechtlicher Natur ist, ist diese
neben dem KG ohne weiteres anwendbar."

Das im Heilmittelgesetz verankerte Werbeverbot fir ver-
schreibungspflichtige Medikamente dient dem Schutz der
Konsumenten und der offentlichen Gesundheit. Es stellt —
entgegen der Meinung des Bundesverwaltungsgerichts —
keinen Vorbehalt zum Kartellgesetz dar. Das Werbeverbot
gibt einzig einen Rahmen vor, innerhalb dessen — wenn
eben auch eingeschrankt — Wettbewerb stattfindet. Das
Kartellgesetz greift daher auch im Bereich der Potenzmittel.
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Patentrecht: Entscheide

Dibenzothiazepinderivat

Bedeutung auslandischer
Nichtigkeitsurteile

BPatGer vom 11.2.2015
(S2014_001)

Massnahmeverfahren!

In einem Massnahmeverfahren erhob die Gesuchsgegnerin
die Nichtigkeitseinrede und machte geltend, das Massnah-
mepatent sei nichtig. Die Rechtsbesténdigkeit des Mass-
nahmepatents war zuvor von flnf auslandischen Gerichten
verneint (Deutschland, Grossbritannien, Italien, Spanien,
Niederlanden) und von einem Gericht (Osterreich) bejaht
worden. Das Bundespatentgericht kommt zum Schluss,
dass aufgrund dessen, dass die erwdhnten finf européi-
schen Gerichte auf Nichtigkeit des Massnahmepatents er-
kannt haben, die Einrede der Nichtigkeit glaubhaft ist. "Im
Sinne einer sorgféaltigen Beurteilung" holt das Bundespa-
tentgericht dennoch zusétzlich ein Fachrichtervotum ein,
das zum gleichen Schluss kommit.

"Patentanspriiche richten sich nicht an Laien, sondern an
Fachleute, die Texte aus ihrem Fachgebiet so lesen und
verstehen, dass sie technisch einen Sinn ergeben. Dem-
nach muss der Wortlaut von Patentanspriichen so ausge-
legt werden, dass sich fir jeden einzelnen Begriff diejenige
Bedeutung und Reichweite ergibt, die er auf dem betreffen-
den Gebiet normalerweise hat, es sei denn, die Beschrei-
bung verleihe einem bestimmten Begriff durch explizite De-
finition oder auf andere Weise eine besondere Bedeutung."

Dentaler Retentionsschutz

Anforderungen an die
Glaubhaftmachung bei
superprovisorischen
Massnahmen

BPatGer vom 9.2.2015
(S2015_001)

Massnahmeverfahren!

Beruht ein Gesuch um Erlass eines Superprovisoriums auf
einem aus einer internationalen PCT-Anmeldung hervorge-
gangenen Schweizer Patent, so darf das Gericht bei der
Beurteilung des Gesuchs nicht einfach davon ausgehen,
dass dieses Patent rechtsbestandig ist. Zur Glaubhaftma-
chung der Rechtsbestandigkeit sind weitergehende Nach-
weise wie beispielsweise ein amtlicher Recherchebericht
oder ein vorlaufiger internationaler Prufungsbericht mit Hin-
weis auf die Patentfahigkeit erforderlich.

Liegt zur internationalen Basis eines Schweizer Patents ein
negativer vorlaufiger internationaler Prifungsbericht vor, so
misste, um eine superprovisorische Massnahme erlassen
zu kénnen, zumindest gestitzt auf die Vorbringen der Ge-
suchstellerin "prima facie erkennbar sein, dass dennoch
Neuheit und erfinderische Tatigkeit vorliegen."
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Literatur

Wege zum idealen
Verwertungssystem

Werner Stauffacher /
Mathis Berger (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basel 2014, XII + 147 Seiten,
CHF 78; ISBN 978-3-7190-3566-2

Zur Wirdigung seiner vierzigjahrigen und nun endenden
Tatigkeit als Direktor der ProlLitteris wird Ernst Hefti ein "Li-
ber amicorum" gewidmet, in welchem acht juristische Weg-
gefadhrten und zwei Schriftsteller in ganz unterschiedlicher
und stets anregender Weise auf die Geschichte wie auch
auf Geschichten des Urheberrechts sowie auf dessen ge-
genwartige Brennpunkte eingehen und mit personlichen
Beziigen zum Gewdrdigten veranschaulichen. Dabei wird
naturgemass Fragen der kollektiven Verwertung und der
Digitalisierung besondere Beachtung geschenkt.

Veranstaltungen

Schweizer Patent: Fit fur
die Zukunft?

1. Juni 2015,
Metropol, Fraumiinsterstrasse 12,
Zirich

Am 1. Juni 2015 fuhren die Patentanwaltsverbande VESPA,
VIPS und VSP gemeinsam mit INGRES eine halbtagige
Veranstaltung mit dem Titel "Schweizer Patent: Fit fur die
Zukunft?" durch. Dabei gehen Referierende aus dem In-
und Ausland der Frage nach, ob das Schweizer Patentsys-
tem den sich international abzeichnenden Verénderungen
gewachsen ist bzw. ob im Hinblick darauf Reformbedarf be-
steht. Die Einladung lag den INGRES NEWS 3/2015 bei.

Praxis des
Immaterialglterrechts in
der Schweiz

1. Juli 2015,
Lake Side, Zirich

Am 1. Juli 2015 organisiert INGRES in Zurich seinen traditi-
onellen Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen
in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgi-
ter- und Lauterkeitsrecht in der Schweiz, gefolgt von der
Schifffahrt auf dem Zirichsee. Vor der Tagung wird die
INGRES-Mitgliederversammlung durchgefuhrt. Die Einla-
dung wird zusammen mit dieser INGRES NEWS-Ausgabe
versandt.

Ittinger Workshop zum
Kennzeichenrecht

28./29. August 2015 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen n&chsten Workshop zum
Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause lttingen bei
Frauenfeld am 28. / 29. August 2015. Die Einzelheiten zum
Programm (voraussichtlich zu Tat- und Rechtsfragen im
Markenrecht) sowie die Einladung folgen.
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